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• EL PROBLEMA DE SU ESPECIALIDAD
I
El juicio de nulidad de registro, que regulan los articulos 268, 271
y 272 del E., es un proceso especial, aunque no sumario, sino plenario
rápido, caracterizado por una mayor sencillez en sus trámites con
respecto al ordinario, produciendo la sentencia que recae cosa juzgada
material, por lo que se le puede catalogar como juicio plenario rápido
ratione urgentia necesitatis, en relación con lo limitado de Ia vida de
los registros dc propiedad industrial.
Es de advertir que no comprende en su aplicación todos los liti-
gios de propiedad industrial (pretensiones de reivindicación, declara-
ción ,o negación de derechos), sino ünicamente las de nulidad, prác-
ticamente más numerosas.
II
En los ordenamientos procesales extranjeros los procedimientos
sobre propiedad industrial no están comünmente diferenciados del
juicio ordinario como sucede en España.
En Alemania conoce de los mismos ci Tribunal de Prirnera ins-
tancia por los trámites def juicio ordinario, aunque la Autoridad su-
perior puede designar uno determinado para entender de los mismos.
En Italia se sigue andlogo sistema, siendo de apuntar las ventajas
que, en un juicio de indole técnica como éste, supone la institución
del consuterite tecnico vinculado al Tribunal, que hace innecesario
ci dictamen de. los peritos de las partes.
En Francia y Bélgica el prcedithiento, aün cometido a los Tn-
bunales de Primera instancia, es sumario. Modernamente, en este
primer pals se delega la tramitación del proceso en un Juez Instructor.
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III
En nuestra patria, el proceso de nulidad de registro ha fluctuado
entre lo administrativo y lo civil, y, dentro de lo civil, entre los juicios
plenarios rápidos y el plenario ordinario.
El D. de Cortes de 2 de octiibre de 1820 atribuye el conocimiento
de estas cuestiones a los Jueces de Primera instancia, por los trámites
del procedimiento ordinario.
El R. D. de 17 de marzo de 1826 devuelve estos litigios a la Auto-
ridad gubernativa del ramo, constitulda por lo Intendentes de las
provincias.
LaLey de 30 de julio de 1878 concede de nuevo jurisdicción a los
Tribunales ordinarios por los trámites del procedimiento incidentai,
invistiendo al Ministerio Pñblico del carácter de parte.
La Ley de 16 de mayo de 1902 sigue las directrices del regimen
anterior, si bien dispone que el procedimiento sea ci del juièio ordi-
nario. .
El R. D. de 17 defebrero de 1928, encerrando la cuestión en un
circulo vicioso, atribuyó a Ia Administración la anulàción de patentes
que notoria y técnicamente carecieran de novedad.
El R. D.-L. de 26 de jtiiio de 1929, que constituye el,aètual texto
legal con pequeñas modificaciones, crea un procedimiento especial
para la nulidad de las cohcesiones de registro, instituyendo como
• Tribunal ünico a Ia Audiencia Territorial de Madrid; 'sustituye la
• presencia del Ministerio Fiscal por la del Abogado del Estado, y con-
cede poder de postulación al Agente de Ia Propiedad industrial que
hubiera intervenido en el expediente de Ia concesión impugnada.
El monopolio jurisdiccional concedido a la Audiéncia Territorial
de Madrid es extendido por R. D.-L. de 15 de marzo de 1930 a todas
las Audiencias Territoriales, con otras modificaciones, publicándose
el texto refundido del vigente texto legal por R. 0. de 30 de abril
del mismo aflo. Por D. de 22 de mayo de 1931 se suprime Ia parte
penal, sustituyéndola por la correspondiente de Ia Ley de 16 de mayo
de 1902, y se Ic da ci nombre de Estatuto sobre Propiedad industrial.
Este D. fue elevado a categoria de ley por la de 16 de septiembre
siguiente.
Las ültimas reformas introducidas por los Ds. de 3 de febrero
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de 1945 y 26 de diciembre de 1947 no afectan ci procedimieito objeto
de nuestro estudio.
Actualmente existe una füerte tendencia doctrinal a la supresión
de jurisdicciones y procedimientos especiales, que ha tenido ocasión
de manifestarse en el II Congresd Nacional de Derecho Procesal; no
obstante, mantiene la especialidad de este proceso ci .Proyecto de
reforma del E. elaborado por ci Ilustre Colegio de Abogados de Bar-
celona. :.
Opinamos que el juicio de nulidad de registro puede reintegrarse
al juicio ordinàrio Si se mantienen sus más salientes especiaiidades;
ñnica instancia, o una segunda muy concentrada y rápida, atribuido
enteramente a un solo Juez de Primera instancia de los de Ia capital
de la Audiericia Territorial.
EL PROBLEMA DE LA NATURALEZA JURfDICA DE LA
PRETENSION DE NULIDAD
I
• Puesto que la sentencia estimatoria de Ia nulidad pretendida no
• precisa de medida alguna sustitutoria de Ia actividad del demandado,
si éste se niega a acatarla, ya que ci fallo se cumple, con la soia
• cancelación de Ia inscripción registral. de Ia concsión deciarada nula
y su,publicación en ci B. 0. P. I., no puede considerarse aquélia como
sentencia de condena. = •
La dificultad radica en delerhiinar Si la resolución que recae Cs
deciarativa o constitutiva, ya que si bien al declararse nub un re-
gistro viene a decirse que éste no debió ser concedido, desplegando
Ia sentencia efectos ex tuiic;, antes de ser pronunciada dicha resolu-
ción, ci derecho existe en apariencia y es materia de relaciones juri-
dicas, sin contar aqueilos casos en que Ia causa de nulidad no va
insita a Ia concesión del registro, sind que sobreviene (invenciones
contrarias a! orden püblico o a las buenas costumbres o ejecutadas
en forma distinta a Ia concedida); tampocO puede olvidarse que
el E. agrupa modalidades distintas en su naturaleza, contenido y
aicance, como son las invenciones, de una parte, y los signos dis-
tintivos, de otra.
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El criterio de la doctrina es dispar: Prieto Castro, citando a
Laiigheineken, estima declarativa la acción de nulidad de patentes.
Buzâid Ia considera también de este carácter en lo relativo a marcas
y nombres, y Diaz Velasco, aunque admite la eficacia x tunc de
las sentencias de nulidad de registro, considera la acción (pretension)
como constitutiva, porque dice que es preciso una sentencia para
anular esta situación.
Ni el E. ni Ia jurisprudencia, en su terminologia imprecisa de lo
znulo y <anuIablei, pueden ofrecer tampoco una gula segura..
Creemos que para esciarecer el problema ha de distinguirse ci
hecho de que Ia pretension de nulidad actile sobre invenciones, o
sobre signos, por cuanto ainbas modalidades, que hi iegislación agrupa
hoy en un solo cuerpo, están regidas por principios juridicos distin-
tos, cuando no antitéticos.
Las patentes de. invención y de inodelo de utilidad se conceden
sin previo examen de novedad y sin garanlia alguna, a riesgo y ven-
tura del peticionario, en especial las primeras, no siendo susceptibles
• de usucapión por el transcurso del tiempo.
Los signos distintivos, contrariamente, son objeto de examen ad-
ministrativo ai ser registrados y conceden a su titular una presun-
don juris tantum de propiedad, susceptible de convertirse en juris
et de jure por prescripción trienal.
Las primeras pueden ser anuladas por simple petición del in-
• teresado.
En los segundos, la renuricia de su titular produce su caducidad
y no su nulidad.
• Por estos caracteres opinamos que Ia pretension dirigida a con-
seguir Ia nulidad de las invenciones es declarativa, y que Ia encami-
nada a solicitar Ia de los signos distintivos debe ser considerada cons-
titutiva.
-
H
El plazo para ci ejercicio de Ia pretension de nulidad va intima-
mente ligado con la respectiva naturaleza juridica del registro cuya
nulidad se solicite.
En las invenciones, por no . ser éstas susceptibles de ser adqui-
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ridas por usucapión, la pretension dura mientras subsista la vida
del registro.
En los signos, consolidables por el transcurso de tres años desde
su registro, o su quieta posesión con buena fe y justo tItulo, ha de ejer-
citarse antes del término de dicho piazo, salvo el caso de que exista
una colisión entre dos marcas igualmente registradas y prescritas,
en el que ha de prevalecer el principio de .prioridad. Abona este.
criterio ci principlo de seguridad del tráfico juridico, contrario a
Ia impugnación indefinida deun derecho, como indefinida puede ser
Ia vigencia de los signos,. renovables por periodos iguales al concluir
su plazo legal de vida.
EL PROBLEMA DE LA JURISDICCION
I
Cuando se trat del conocilniento de cuestiones que versen sobre
el derecho de propiedad industrial puro, adquirido al margen del
Registro, está bien claro ci propósito del legisiador de asignar a los
Tribunales ordinarios el conocimiento de los litigios que versen sobre
modalidades registrales; mascuando de derechos registrados se trata,
con excepción hecha de las patentes, existen dificultades para des:
lindar ci respectivo ámbito de las jiirisdicciones civil y contencioso-
administrativa.
Dado que el Registro dc la Propiedad industrial tiene un carácter
no constitutivo de Ia misma, sino simpiemente publicitario, toda
declaración de derechos sobre adquisición prei'registral b extrarre-
gistral de los mismos, incluso contra lo declarado por dicho orga-
nismo, es de Ia competencia de los Tribunales ordinarios; pertenece
a Ia esfera de la Administración, y, por tanto, a la de los Tribunales
contencioso-administrativos, la revision d los actos gubernativos de
concesión sobre aspectos de los mismos, examinables, por el Registro
en Ia esfera de sus atrihuciories y dentro del expediente de concesión.
La dificultad estriba, principalmente, en determinar lo que sea
civil o administrativo en el derecho reclamado, unas veces por ci ca-
racier mixto que reviste ci derecho concedido (marcas), y, otras (mo-
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delos de utilidaci), porque el E. antoriza inexplicablemente. la doble
impugnación de los mismos por Ia via civil o contencioso-adminis-
trativa a elección del interesado.
El T. S. señala Ia procedencia de la via civil cuando Ia cuestión
se base en una prioridad de uso extrarregistral, y Ia contencioso-ad-
ministrativa si de prelación registral se trata (Ss. 8 febrero y 5 de
junio de 1933, 25 febrero 1941, 23 marzo 1945, 9 abril y 24 noviem-
bre 1947, 14 febrero 1950 y 4 febrero 1954), criterio del que parti-
cipamos; pero el conflicto de jurisdicciones, en materia de modelos
y dibujos, en el mismo supuesto de falta de novedad, queda en pie,
ya que para sn solución ha de irse a la refOrma de los articulos 178,
nüm. 3•0; 188, niim. 3.0; 180, mim. 1.0,. y 194, nñm. 5.°, del E.
TI
COmo actualmente las concesiones de propiedad industrial no son
como antiguamente lileros privilegios del soberano, sino derechos
privados, renunciables expresa o tácitarnente, salvo las necesarias
restricciones en favor de Ia moral y del orden püblico, opinamos que
sus cüestiones litigiosas pueden ser . sometidas a la jurisdicción arbi-
tral privada en sus dos modalidades de derecho y equidad; y el laudo
que declare Ia nulidad, inscrito en el Registro mediante. auto del Juez
de Prirnera instancia, acordando su cumplimiento a petición de los
árbitros. .
PEOBLEMAS DE LA COMPETENCIA .
I -
La competencia objetiva para conocer de las cuestiones de nuli-
dad dc registro radica en las Audi'encias Territoriales, estando enco-
mendada Ia instruceión de las fases de alegaciones y prueba al Juez
de Primera instancia de Ia sede de aquellas; pero esta competencia
no se extiende al conocimiento de cuestiones distintas a las propias
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de nulidad (pretensiones de reivindicación, declaración, negación de
derechos, daflos y perjuicios en. la misma materia), que continñan
atribuidas a los Tribunales ordinarios;
II
El proceso de nulidad de registro es un juicio de instancia ünica
dividida en dos fasés: una, instructoria, a cargo del Juez de Primera
instancia, y otra, decisoria, cometida a la Audiencia Territorial.
Actualmente la doctrina Se pronuncia en contra del sistema de
instancia ünica, especialmente porque se monta separando los actos
instructorios de los de decision, encomendándolos a organismos dis-
tintos, en merma del principio de concentración.
No obstante estas censuras, opinamos que la instancia ünicadebe
mantenerse en este proceso si se quiere que sea un instrumento rápido
de justicia; mas no separando, como hoy se bace, la función instruc-
tora de la sentenciadora, sino unificando toda la instancia ante el
Juez de la misma (Ensayos, en anteproyecto L. S. A., y articulo 178
• de la Ley de Arrendamientos Urbanos, hoy reformado), atribuyendola
a un solo Juez de Primera instancia de la capital de la Audiencia
•
Territorial, en favor de una especializaciOn por via indirecta.
III.
Problema propio de una instancia ünica, dividida en dos fases co-
metidas respectivamente a órganos distintos de. la jerarquia judicial,
es la admisibilidad del recurso de apelacióri contra las resoluciones
interlocutorias dictadas por el Juez instructor.
En el proceso de impugnación de la L. S. A. está admitido dicho
recurso, excepcionalmente, en los cásos que se decrete la suspensiOn
del acuerdo impugnado; y la, práctica del Foro lo admite asimismo
en el juicio de nulidad de registro. La adecuada resolución del pro-
blema es de enorme interés si se advierte que para interponer, con
posibilidades de éxito, el recurso de casación por quebrantamiento
de forma resulta indispensable haber agotado previarnente los re-
cursos ordinarios.
Existen, no obstante, razones para rechazar su procedencia si se
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piensa que tales aizadas pueden en ocasiones paralizar el proceso en
mengua de su rapidez, y que en el juicio de menor cuantia, que se
tuvo en cuenta para elahorar el de nulidad, no caben. Creemos que,
agotado 'sin éxito el remedio de reposición, debe esperarse a denun-
ciar los motivos que darian lugar a aquél en el ado de la.vtsta in. voce,
ëomo cuestión previa a la de fondO.
Iv
Siendo extranjero el demandado puede darse el caso de que no
tenga domidllio en España, domicilio que el Convenio de La Haya,
para Ia protección de la Propiedad Industrial, no exige para poder
obtener concesiones de registro en uno de los paises signatarios del
mismo, y como el fuero territorial está determinado en el domicilio
del demandado, surge el acuciante problerna de conocçr ante qué Tri.
bunal ha de emplazarse a! extranjero no domiciliado ni transeUnte.
Es esta una laguna procesal ile enorme'tiascendencia, si se tiene
en cuenta qua numerosas modalidades registradas, especialmente pa-
tentes de invención, pertenecen a extranjeros, que las tienen cedidas
a nacionales en regimen de licencia; opinarnos debe ilenarse esta-
bleciendo.como fuero el de la Audiencia del domicilio donde tal regis-
tro fue solicitado (normalmente el del Agente oficial qua lo pidiera
en nombre del extranjero), sin perjuicio de verificar el emplazamiento
de éste, por via consular,' en la forma prevista en los Convenios vi-
gentes sobre auxilio judicial.
V
En Ia acumulación de pretensiones, cuando los demandados sean
litisconsortes, creemos de dplicación el articulo 147 de la L. P. I. no
derogado por la disposición transitoria 6.a del E. o sea competente
el Juez del domicilio del titular registral, y de ser varios, ci de cual-
quiera de elios, a elección del demandante.
De no ser litisconsortes, si tienen distinto domicilio, no resulta
posibie Ia acumulación (S. 27 diciembre 1947); el probiema se pre-
senta cuando, no obstante no ser litisconsortes, tinen el mismo do-
rnicilio. .
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Este caso no está resUelto, que sepamos, por la jurisprudencia
del T. S.,.pero creemos que tampoco resulta posible la acumulación,
dado que los pri-ncipios en que esta institución se basa (economia
procesal, peligro de sentencias contradictorias) no puede darse, a!
versar ci objeto del proceso sobre registros distintos, mientras no
se establezca Jo contrario; y aparte de los retrasos y complicaciones
que toda acurnulación supone para juzgar si, por hahr identidad
entre los registros simult'áneamente impugnados, cabe admitir dicha
conexión, la Sála tendrIa que entrar en la cuestión de fondo, d
jando prèjuzgada la segunda pretensióii acumulada a la primera, en
el supuesto de denegar aquélla, fundada en no existir identidad entre
los registros simultáneamente impugnados.
La acumulación de procesos se presenta en ci caso de que el. re-
gistro matriz tenga complernentos (certificados de adición, marcas
derivadas), pudiendo interesar al demandado, si lo es por distintas
personas respecto de alguno de aquéllos, o de su totalidad, dicha
conexión, para evitar se divida Ia c.ontinencia dc la causa.
Por obstar al principio .d rapidez y de simplicidad buscado en
este proceso, creemos que Ia acumulación de procesos no debiera.
ser admitida sino en casos excepcionales.
VI
Defecto propio de la instancia ünica escindida en dos tractos es
la actual posibilidad de que las cuestiones de competencia sean dcci-
didas indistintamente por el Juzgado o por la Audiencia, segün se
acuda .a Ia via de Ia inhibitoria o de Ia declinatoria, puesto que la
Audiencia no adquiere jurisdicción hasta que, conclusos los autos,
le son remitidos por ci Juzgado. V
PROBLEMAS DE LA LEGITIMACION
Legitimación activa
V
La determinación dë la legitiinación no ofrece inconvenientes
cuando ci que demanda es titular de un registro anterior; sj, en el
supuesto de que la pretension se ejercite por persona distinta, debiendo
V
-
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en materia de invenciones acreditarse que existe interés. No obstante,
el espiritu del. E. es de admitirla con alguna amplitud, ya que la
concede a aquellos que se estimen perjudicados, apreciàción que, pOr
• lo subjetiva que resulta, ha de ser apreciada como cuestión de hecho
por el Tribunal.
En cambio, en materia de signos distintivos, como las marcas,
nombres y rótulos, flo tienen otra finalidad que la dè proteger el
•
créclito individual mediante la diferenciación de los productos de
cada industrial ,o comerciante, y no han de caer forzosamente en el
dominio püblico, al que no restan ni limitari en su circulo natural,
como sucede con las invenciones, la legitimación ha de fundarse en
un mejor derecho, lo que restringe considerablemente la facultad de
demandar. . .
Legitimación pasiva
Deben ser demandados aquellos que tienén inscrito algün derecho
sobre el registro impugnado, y también los que tengan derechos no
inscritos, si el actor los conoce. D& no serb, podrán, en todo caso,
comparecer en el proceso pendiente —sin que por ello retrocedan las
actuaciones— con ci catheter dc intervinientes adhesivos.
PROBLEMAS DE LA INICIACION DEL PROCESO
SI
I
Aunque es principio general en el proceso civil el de la prorro-
gabilidad de lds plazos, en el de nulidad deben —por ci fin de rapi-
dez a que el mismo aspira— ser improrrogabies, pues cuando la pro-
pia ley quiere que lo sean (formulación de Ia demanda) bo determina
• expresamente; y, en cambio, .viene a establecer lo contrario al senalar
con catheter de fijos otros, como los de. práctica de prueba, informe
del Abogado del Estado y seflalamiento de vista.
II
La aportación dci expediente administrativo al proceso de nulidad,
como prevjo a la formulacjón de Ia denianda, constituye una adap-
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tación a éste del trárnite gue precede a la demanda en el contencioso-
administrativo; pero al hacerlo asi Se olvida—y en esto se distingue
Ia.materia civil de la administrativa—que en el juicio de nulidad ni
se revisan ni pueden revisarse los preceptos gubernativos que la
Administración haya aplicado a! conceder el registro; y que en ma-
teria depatentes de invención, dondeialta un examen previo, nada
nos puede decir el conocimiento del expediente, sino sOlo facilitar
la determinación de las personas pásivamente legitimadas, lo que
podria sustituirse mediante certificaciones de la memoria y pianos
que integran el tItulo.
No asi en signos distintivos, en cuyo periodo contradictorio han
podido barajarse motivos de indole civil y administrativa de interés
para el actor.
La aportación del expediente' tiene por contra numerosos incon-
venientes :
Fuerza a! que litigue en segundo lugar a solicitar la acumulación
de su demanda a otra primeramente entabiada, con las cornplicacio-
nes y demoras propias de toda acumuiación.
Existe el peligro de su pérdida mientras no se obligue al Registro
a quedarse copia certificada del original a! rèmitir éste a! Juzgado.
Peligro de fraude si ci arnenazado por una posible demanda de
nulidad busca un hombre de paja que impugne simuladamente dicha
concesión, sin otro designio quesituar el expediente en ci T. S., irn-
pidiendo asi todo intento de acumulación.
•Todo ello podria ser evitado sisesustituyera el expediente origi-
nal por certificaciones del mismo:
III
Si Ia denanda no liega a formularse en ci plazo señalad para
hacerio debe entenderse que ci actor desiste del procedimiento en-
tablado, y que éste se extingue tácitamente por caducidad de Id ins-
tancia, sin que con eilo se entienda renunéiada la pretensiOn no liegada
a interponer; pero en este caso no podrd considerarse interrumpida
la prescripción que se detuvo a!. presehtar ci escrito inicial.
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EFECTOS PECULIARES DE LA LITISPENDENCIA
La litispendencia debe considerarse iniciada desde la presenta-
cion del escrito preliminar iniciando el juicio, puesto que en el inismo
se determinan los sujetos aëtivo y pasivo cle Ia pretension, se mdi-
vidualiza ésta y se especifica el objeto.
Efectos civiles.—Interrumpe la posesión del registro impugnado
y, con ella, la posibilidad de adquirirlo por usucapión. La fecha para
computar la no adquisicion de frutos ha de contarse 'no desde Ia
presentación de la dernanda, sino desde la del depósito de. la rnoda-
lidad impugnada en el Registro, en el caso de invenciones, por el
carácter ex tunc que hemos asignado a la sentencia. No asI en 'los
signos distintivos, por el carácter ex nunc de la misma.
Ahora bien; por Ia especialidad y concreción del Objeto de este
procedimiento, Ios frutos no pueden exigirse en el mismo, sino en
otro declarativo posterior, lo que en este punto representa una des-
ventaja frente al régimenanterior, que permitia acumular a la acción
de nulidad Ia de daños y perjuicios. No obstante, creemos preferible,
a los fines de simplicidad y rapidez tantas veces repetidos, el sistema
de Ia ley actual, por ser industrialmente preferible la rápida cesación
de aquéllos a Ia posibilidad de su reclamación conjunta a costa de
aquélla.
Efectos procesales.—Excluye otroproc.eso sobre el mismo objeto,
pero entendido como objeto procesal, no a determinado registro en
Si, sino a éste en relación con Ia causa de nulidad invocada en el
juicio, en relación con el demandante, dada la thultiplicidad de mo-
tivos de nulidad que pueden concurrir en un determinado registro.
EL PROBLEMA DE LA TRANSFORMACION DE LA DEMANDA.
Y LAS DIVERSAS CAUSAS DE NULIDAD DEL ART1CULO 115
DEL ESTATUTO
El problema de Ia transforrnación de la demanda, por una posi-
ble discordancia entre el petitum y 'Ia causa petendi, preséntase con
mayor frecuencia en los juicios ordinarios, donde la petición puede
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ser mñltiple y. compleja, que en los de nulidad, donde no puede soli-
citarse otro pronunciamiento que ci relativo a tal declaracion; pero
al mismo tiempo cabe también, dada la multiplicidad dc causas .de
nülidad que pueden concurrir en un rnisriio registro, que se las con-
funda, y por un error de técnica se solicite la nulidad por motivo
distinto al que realmente resuita de la exposición de la causa de
pedir, y, a! producirse la 'prueba por cauces distintos a los propios
de la pretension, resulte no acreditada ésta y si cosa distinta, siendo
desesUmada la demanda en virtud del principio de la congruencia
entre lo pedido y lo sentenciado.
Como Ia sentencia que declare la nulidad no contiene fase alguna
ejecutiva y Se concreta sencillamente a un solo pronunciamiènto
genérico, sea cual fuere hi causa esgrimida, puede orillarse ci ante-
nor inconveniente haciendo cita de ésta tan solo en Ia causa de pedir,
sin que sea preciso determinarla en ci Supiico, dondè no result'a
preciso por las razones antedichas.
• PROBLEMAS DE LA RECONVENCION
I
Cuestión ardua y trascendental en ci proceso de nuiidad de re-
gistro es Ia de Ia posibilidad de admitir ci uso de la reconvención
por Ia circunstancia de que en ocasiones la detnanda puede fun-
darse en patente de invención falta de novedad, obtenida al amparo
del sisterna vigente de <falta de previo examen, pues aunqüe esta
figura aparece aludida en algunas sentencias del T. S., dicho Tribu-
nal no ha tenido oportunidad de enfocar directamente Ia soluciOn
del problema.
En la doctrina, Diaz Velasco alude a la dificuitad de admitirla
porque ci plazo de la contestación se agotard antes de que cI expe-
diente ilegue a! Juzgado, y Teixidor Comes argumenta que faita un
momento procesal hábii para pedir ci expediente, asi como un plazo
en ci actor para contestarla.
Admiten la misma la Audiencia de Barcelona y Juzgados como
ci de Pamplona nüm. 1, Palma de Mallorca y la Abogacia.dei Estado
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de La Coruna; la rechazan las Audiencias de Valencia y Zaragoza,
lo que no es óbice para que Ia admita algün Juzgado de Ia primera
de ellas. S
Opinamos que, en efecto, no existe momento procesal hábil para
traer el expediente a los autos, pues para cub habria de suspenderse
el procedimiento y crear un plazo para contestarla, por mero arbi-
trio judicial, en contra de la legalidad de lbs actos procesales, y,
especialmente, porqne ello obstarii a! fin de rapidez que persigue
este proceso.
Sin embargo, es de enorme interés el que pueda ser1o, dado a
que el sistema actual de concesión de patentes de invención da con
frecuencia lugar a plantearla, lo quo podria hacerse fácilmeñte con
solo suprimir la obligatoria traida del expediente a autos y creando
un plazo para contestar a la. misma.
H
Puede también presentarse el supuesto de que el regisro objeto
de la reconvención pertenezca no solo al demandante, sino también
a otra persona que no litigue; en este caso, la sentencia, de ser esti-
matoria, nopodrá perjudicaral'no litigante y tampoco a! que lo sea,
ya que no se concibe que una concesión de propieclad industrial sea
nula para unos y válida para otros.
Polaino aboga por Ia necesidad de dana, aun contra personas no
litigantes, porque asi la reconvención cumpliria racionalmente el sen-
tido utilitario con que está concebida, evitando fallos contradictorios
y porque no hay forma de resolver ciertos casos sin romper elvinculo
litisconsorcial necesario.
Asi, tarnbién, en la ExposiciOn de. motivos de Ia Ponencia corres-
pondiente dcl II Congreso Nacional de Derecho Procesal se propugna
que la resolución sea Onica y afecte a todos los litisconsortes necesa-
rios o cuasi necesarios, aunque algunos no hayan intervenido en el
proceso, si previamente han sido liamados.
Creernos inütil pohderar la utilidad que supondria la adopción
de esta medida sise piensa que, attn admitida la reconvención, puede
sosiayarse fácilmenle con solo simular una comunidad en l que
accione solo uno de sus miembros.
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PROBLEMAS EE LA PRUEBA
I
La prueba debe proponerse en los escritos de demanday contes-
tación, con expresión de los medios que han de utilizarse; pero esta
necesidad •que impone la ley de hacerlo en dichos escritos es inapro-
piada cientifica y prácticamente, por vulnerar ci principio contra-
dictorio y obligar. a!. actor apreparar <<ad cauteiain tin aparato pro-
batorio complicado, en daflo de la claridad y economia procesal que
debe buscarse en todo proceso, y que indirectamente mengua Ia facul-
tad del Juez de repeler la que sea inUtil o impertinente.
Además, el fin que se propone la ley, de reducir a expensas de
este sacrificio Ia duración del procedimiento,. no resulta cumplido
por Ia misma a! conceder para su práctica un plazo de treinta dias,
'superior incluso al minimo' que puede concederse en el juicio, de
mayor cuantia.
Opinamos que para alcanzar el fin que persigue la misma debe
reservarse su proposición para después de cerrado el periodo de ale-
gaciones.
II
La carga de Ia prueba compete a! actor, no obstante el sistema de
dalta de previo exarnen que rige en las concesiones de registro, ya
que, de lo contrario, el juicio versaria sobre Ia validez y no sobre Ia
nulidad. de aquéllos.
Segñn la S. del T. S. de 10 de marzo de 1934 existe una excepción
aeste principio general, constituida por Ta causa 4. del articulo 115,
referida al caso de que <<se demuestre que con los elcmentos conIc-
nidos en la Memoria no se puede lograr la ejecución del objeto de
Ia patente, a! decir dicho Tribunal que se trata de un hecho nega-
tivo sentado por el actor, que el demandado debe probar no se da,
-
po Ia demostración de heehos contrarios a esta afirmación; disere-
pamos de tan respetable criterio, puesto que los hechos negativos
pueden también ser probados por otros positivos, ya que a: través
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de una pericial puede verse si la patente es susceptible de ser apli-
cada o no a los fines expresados en Ia nota reivindicatoria; sin contar
que si la patente ha sido puesta en práctica, al demandado le bastará
invocar ci hecho de dicha puesta en ejecución, .eximiéndose sin más
de toda otra prueba.
III
Existen en el E. numerosas presunciones legales, derivadas de Ia
especial corno diversa naturaleza de los dos grupos .de modalidades.
registrales, que constituyen las invenciones y los sign5s distintivos.
Las invenciones, a! no ser susceptibles de posesión, no son usuca-
pibles, y, por consiguiente, pueden ser impugnadas durante todo el
lapso de su vida legal.
Los distintivos, aunque no son bienes muebles, participan del
estatuto de éstos, siendo usucapibles por ci transcurso de tres años
desde su registro, o de su quieta posesión con buena fe y justo titulo,
presumiéndose abandonados con carácter fans et de jure a contar de
los tres años de publicada su caducidad en el B. 0. P. I.
Las publicaciones de este órgano Se presumen coiiocidas por los
terceros, con carácter fans et de june, lo que es de Ia mayor impor-
tancia en rnateria de defraudaciones.
Iv.
Los hechos notorios, admitidos con gran amplitud en el ámbito
gubernativo de concesión de registros, no deben serb tanto en ma-
teria procesal, por no regir en la misma el principio de oficialidad
como en aquélia, sino ci dispositivo que impone su prueba a las partes.
V
- Las certjfjcacjones de las Cámaras de Comercio -sobre ci conoci-
miento que se tenga en el mercado de las modalidades registradas,
tan ütiles en Ia via administrativa dè concesión de registros, no pue-
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den en Ia judicial tener otro valor que el de un principio -de prueba,
de libre apreciación por los Tribunales, ya que, como dice Ia S. del.
T. S. de 15 de ñoviembr.e de 1934, no reünen el carãcterde documentos
auténticos, dada Ia falta de garantias mateiales y procesales de que
adolecen; pues, en efecto, no reflejan datos existentes en archivos,
sino simpiemente opiniones recogidas entre sus asociados sobre extre-
mos presentados unilateralmente por el solicitante, sin posible inter-
venci6n de Ia parte a quien puedan perjudicar.
Tales certificaciones no pueden constituir, pues, prueba documen-
tal, ya que no reünen los requisitos de ésta, y. en la práctica devienen
en una pseudo-pericial, que tampoco reiine ninguna de las garantias
• en que este medio de prueba debe producirse; por ello deben recha-
zarse, dnunciando Ia vioiación del principio eontradictorio, puesto
•que su destino es solo el de suplir en la via gubernativa Ia imposibi-
lidad que en Ia misma- existe de presentar otras justificaciones que
aquellas que vayan rducidas a escrito, constituyan o no prueba do-
cumental en sentido estricto; lo que ni se da en Ia esfera judicial
ni tampoco en ésta es poible producir la prueba, prescindiendo de
las formalidades que en su articulación y formación establece la ley.
PROBLEMAS DE LA PRUEBA PERICIAL
Si en el proceso de nulidad de registro ci objeto litigioso versa,
en materia de patentes, sobre Ia existencia o inexistencia del presu-
puesto de Ia novedad, y su determinación obliga a conocer los ade-
lantos industriales no ya de España, sino mundiales, no será nece-
sario insistir sobre Ia importancia capital que •en el mismo juega
Ia prueba de peritos.
No obstante Ia trascendencia de su función, al perito no Se le
puede considerar hoy como un verdadero auxiliar del Juez si se tiene
en cuenta que en Ia determinación de la materia sobre que ha de
versar su dictamen, y en su nombramiento, rige, con toda su pureza,
e1 principio dispositivo, y que por otra parte Ia prueba ha de ser
apreciada por órgano distiuto ante aquel que se produjo.
Opinamos debe tenderse a la creación de un cuerpo de peritos
al servicio de Ia Autoridad judicial, del que en España hay prece-
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dentes, siquiera no organizados, en los Interventores de la Ley de
Suspension de pagos, y sin que Ia prothicción del dictamen quede
sujeta a los interrogatorios más o menos habilidosos de las panes,
sino dejando que aquél se produzea con alguna libertad, aán adap-
tándose a las alegaciones de las pärtes en sus escritos y sin perjuicio
de conservar la facultad de pedir aclaraciones.
De esta manera, al robustecerse Ia calidad y objetividad del dic-
tamen, podria irse a Ia supresión del dictamen de Abogado del Es-
tado, boy corrector de <facto de las deficiencias de que tan ithportante
pieza probatoria adolece por obra de los defectos que hemos expuesto.
PROBLEMAS DEL RECONOCIMIENTO JUDICIAL
EN MATERIA DE INVENCIONES
El hecho de Ia division de La instancia en dos partes hace forzoso
que el reconocimiento practicado por ci Juez sea examinado por or-
ano distinto como es Ia Audiencia, con el grave riesgo de que si la
diligencia no está expresada con ciaridad, pueda prescindirse de ella.
por Ia Sala sentenciadora.
El problema puede darse si ci objeto descrito es una máquina
o aparato de indole compleja y las partes, por convenir a sus inte-
reses, prescinden de combinar esta prueba con otra simultánea de
peritos.
Creemos que este inconveniente podria ser saivado dejando que
el Juez se asesorara de un perito, sin sujetar el nombramiento• ni Ia
misión de éste a las reglas señaladas para los informes periciales,
aunque este cargo deberia ser incompatible con ci propiamente de
perito en cuaiquier juicio denulidad.
PROBLEMAS DE LA FASE DE CONCLUSION
I
El envio de los autos a Ia Audiencia, una VCZ concluso ci periodo
de prueba, tiene por finalidad que por ésta se continue la instancia
hästa sentencia; y no resulta necesario que la parte actora haga acto
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de. presencia ante la misma para que ia resolución pueda ser dictada,
como no es necesario que el demandante realice acto alguno de irn-
pulsión del proceso, una vez, presentada la demanda en ci juicio ordi-.
nario, para qüe éste Ilegue a sentencia; abstracción hecha de los
perjuicios cjue. en el orden material pueda ocasioñarle ci que no pro-
ponga o practique prueba.
La práctica de algunas Audiencias de tener al actor por desistido
del juiclo si ho cohiparece ante Ia misma es censurable, puesto que
no se trata - aqui de una segunda instancia ni hay precepto alguno
que autorice semejante criterio; antes, at contrario, otros textos lega-
les, que regulan en forma menos lacónica que ci E. procedimientos
de ñnica instancia, como ci derogado de Divorcio y ci vigente de irn-
pugnación de acuerdos sociales de Ta L. S. A., previenen expresamente
se continde ei juicio y dicte sentencia, hayan o no comparecido las
partes.
H
La designación dci Magistrado Ponente debe hacerse segün 'la
letra del articulo 270 del E., unavez presentado ci dictamen del Abo-
gadO del Estado y antes de Ta vista; pero ello debe consideraise un
lapsus del legislador, puesto que la presericia de este órgano dcl Tn-
bunal colegiado es necesaria desde ci primer mornento para establecer,
desde entonces, ci preciso contacto con las partes; asi creemos debe
hacerse, y asi To ha entendido la práctica anticipdndose aT criterio
de la Icy por las exigencias de Ta realidad.
PROI3LEMAS DE LA INTERVENCION DEL ABOGADO
DEL ESTADO
C)
El Abogado del Estado es un consultor .técnico-juridico dci Tn-
bunal, como represcntante que es deun órgano técnico de propiedad
industrial como es cl Rcgistro.
.Su intervención pueçle considerarse como un homenaje a la an-
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•tigua regalia estatal de concesión de privilegios industriales, que hoy
no exisle; no justificándose demasiado en ci aspecto teórico el que
la Administración deba ser oida en aquellos casos en que Ia concesión
está regida por el principio de fa1ta de previo examen>>.
Prácticamente, constituye un valioso auxiliar del Tribunal por
Ia imparcialidad y brillantez de sus dictámenes, correctores en mu-
chos casos de los vicios de que adolece Ia rueba pericial; lo que
implica que deje de ser necesario ci dIa en que ésta se produzca, en
condiciones de ser directamente asimilada por el Tribunal.
Por otra parte, su intervención. no es racionalmente posibie en
los casos en que pueda faliarle independencia, por ejemplo, cuando
el demandante es alguna Empresa Nacional de las integradas en el
Instituto Nacional de Industria, que controla hoy gran parte de Ia
industria pesada, poseedora de patentes riuinerosas; o cuando es el
propio Asesor juridico del Registro quien. curnplimentando órdenes
del Ministro, solicita Ia nulidad de una patente en los casos previstos
en los nüms. 2 y 5 del articulo 115.
PARTICULAhIDADES DE LAS DILIGENCIAS PARA
MEJOR PROVEER
El hecho de que ci E. autorice ai Juez instructor para practicar
diligencias para mejor proveer, no obstante no dictar Ia sentencia,
no significa que Ia Audiencia, como Tribunal sentenciador, no pueda
'a su vez realizarlas, aun cuando las hubiera practicado el Juez, cons-
tituyendo una excepción a! principio de Ia irreiterabilidad de estos
medios de convicción, apuntado por algñn autor.
No creemos que a! amparo de'Ias mismas pueda solicitarse una
adición o aclaración a! informe del Abogad,o del Estado, que solo Ia
Administración a la que representa aquél puede enmendar, al ser
elevada a la misma el proyecto de dictamen.
Opinamos que para evitar injustificadas dilaciones deberiá fijarse
un plazo para la práctica de estas diligencias.
58
PROBLEMAS DEL PROCESO DE NULIDAD
EL PROBLEMA DE LA DETERMINACION DE LAS COSTAS
I
Rige -en Ia imposición de costas ci principio del vencimiento, vi-
gente hoy en las legislaciones .extranjeras más progresivas, y recogido
en- las conclusiones del II Congreso Nacional de Derecho Procesal;
mas al tratarde su determinación, se piantea la duda de la inclusion
como tales de los honorarios de Abogado y Procurador, dado que la.
ley no declara preceptiva su intervención (15.
El criterio legal tiene su origen en ci primilivo texto del E. que,
además de imponerlas a! vencido, dejaba a la Sala facultades para
fijar la cantidad a pagar en tal concepto; como hoy no existe esta
facultad,y, en cambio, subsiste la no obligatdriedad de dichos profe-
sionales, si SUS honorarios no se consideran incluibles en la tasaciOn
de costas, ci tal vencimiento ha de tener poco nenos que un valor
simbOlico.
• La opinion de Ia doctrina sobre su admisibilidad es dispar, y
èl T. S., en su S. 19 febrero 1952, en argumentos en completo desacuer-
do con Ia realidad, se muestra cqntraria a la inclusiOn de estos hono-
rarios en la tasacióri de costas. -
Empero la Audiencia de Barcelona ha admitido modernamente la
intervención del primero como necesaria, en casos en que el deman-
dado tuvo que litigar asistido de Letrado, a! valerse ci actor de dicho
profesional y en que la demanda fue desestimada; yen otro, en que el
objeto litigioso encerraba complejidades.
Dc este criterio participan hoy las conclusiones del II Congreso
de Derecho Procesal y del III Nacional de. Ia AbogacIa, cuando el
juiciO sea de cuantla superior a 1.500 pesetas, entre los que creemos
se encuentra desde luego ci de nuiidad de registro..
Opinainos que entre los casos en que puede presentarse la nece-
sidad de Ia intervención de Abogado están aquellos en que ci actor,
por no residir en la capital de la Audiericia competente para presen-
tar la dernanda, tenga que conferir su representación a un Procura-
(z) Con posterioridad a Ia aprobaciOn de esta tesis, ci D. L. de 12 abril de 1957,
declara preceptiva Ia intervención de Abogado y Procurador en estos 3uicios. -
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dor, y, por consiguiente, valerse también de Abogado, y, reciproca-
mente, si es el demandado ci que se halla en estas circunstancias;
asi como en el caso contemplado por Ia Audiencia de Barcelona, de
que el registro impugnado encierre dificultades tdcnicas, que hagaii
indispensable esta asistencia, como ocurrirá a inenudo, Si de patentes
(IC invención se trata.
No asi ci Procurador, pese a que ci Estatuto de Ia Prociira Jo con-
sidere necesario sI ci Jitigante por éi representado tiene su domicilio
en higar distinto a aquei en que s sigue ci juicio. Por ello, para
evitar gastos no reembolsables a! litigante, cabria, como hoy sucede
en lo contencioso-administrativo, y en ci ilarnado juicio de cognición,
autorizar a las partes para conferir- su representación ai Letrado que
asumiera Ia defensa.
II
El principio dci vencimiento puede, no obstante, dejar de ser apli-
cado, en supuestos en que Ia dernanda no sea estimada totalmente,
como en el caso de que exista una acuffiuiación objetiva dc preten-
siones, 0 se decrete Ia nulidad parcial del registro impugnado, Si es
que Ia posibilidad de anular parcialmente u-n registro, qué conste de
varias reivindicaciones, se considera posible en derecho material.
APLICABILIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES
EN CASO DE PLAGIO
El articulo 273 del E., al Impediria cesación o supensión de toda
industria que trabaje amparada por una patente, sustituyendo esta
grave medida por Ia prestación de cauciones o fianzas piantea, a!
referirse indistintamente a! quereilado y a! demandado, ci interro-
gãnte de si dichas medidas cautelares son aplicabies en los juicios de
nulidad de registro.
Dc que lo sean depende ci que el demandado, previa prestación de
Ia fianza que pueda eña1arse, quede a cubierto de una eventual eje-
cución de sentencia,en ci caso de que recurra en casacidn Ia declara-
toria de nulidad del registro impugnado.
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Opina DiazVelasco que dicho precepto no es aplicable al juicio
civil de nulidad, pero que debiera serb, para no hacer de peor con
dición al actor en este proceso que al querellante en el sumario;
nosotros, que participarnos de este Vcriterio, de que efectivarnente no
rigç en el juicio de nulidad, no podemos estar conformes en su apli-
cación futura al mismo, ya que ello conduciria a la imposibilidad de
dar cumplirniento, siquiera provisional, a ninguna-sentencia estina-
toria de nulidad, trasladando a! demandado las vedlajas que la Ley
Procesal civil concede a! dernandanie vencedor, si la sentencia es
recurrida ante el T. S.; lo que se dana en daño de la rapidez que
el legislador. quiso ilnprimir a esta clasè de proceso, en consonancia
con la corta v1da legal de ks intereses que ampara.
V
V CONCLUSIONES V
I.. El proceso de nulidad de registro es susceptible de sen recon-
ducido al juicio ordinario, siempre que se respeten los principios de
especialización en ci órgano jurisdiccional, y la instancia ünica,, a
no ser que se instaure un tipo de eguida instancia concentrado al
mdximun, atribuyendo ci conocimiento total del proceso a Juèces de
Primera instancia de las capitales de Auliencia Territorial.
II. La pretension de nulidad de registro es de carácter declarativo
cuando se refiere a invenciones, y de carácter constitutivo cuando de
signos distintivos Se trata. V
El plazo para su ejercicio es equivalente al de la vigencia legal
de la invención Ven el primerV caso, y ci de tres aflos, en el segundo,
salvo el supuesto de un litigio entre dos distintivos igualmente ins-
critos, en que prevalece el principio de prioridad, no obstante el
transcurso de dicho plazo.
III. Los Organos de la .junisdicción civil son cornjietentes para
conocer de cuestiones de nulidad de registro basados en derechos
extrarregistrales, y en todo caso cuando se trate de patentes de in
venciOn e introducciOn; siendo posible la sumisión de estos litigios
a! juicio de árbitros, en sus dos modalidades de derecho y equidad.
IV. Para eliminar los defectos de Ia divisiOn de Ia instancia con-
viene atribuir la jurisdicción, por entero, al Juez o Jueces de Primera
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instancia de Ia capital de la Audiencia Territorial que a este efecto
designe la Sala de Gobierno.
Si el demandado es extranjero no domiciliado en España, deberia
ser Juez cOmpetente el que lo .fuera dcl territorio donde se presentó
Ia solicitud del registro impugnado.
Si los demandados fueren más de uno y constituyen litisconsorcio,
las demandas pueden acumularse y presentarse en el domicilio de
cualquiera de ellos; pero si solo existe cesión temporal, Ia demanda
debe présentarse en el del titular registral.
- V. Para el ejercicio de la pretension están legitimados activa-
mente en materia de invenciones los que se consideren perjudicados.
En materia designos .dis[intivos, solo los titulares de alguno. anterior.
Pasivamente están legitimados los titulares del registro impug-
nado; pero aquellos. que, aun no siendo demandados, ostenten algiin
derecho no inscrito, pueden comparecer, sin que por ello retroceda
el curso de las actuaciones.
• VI. Todos los plazos deben coniderarse improrrogables.
La aportación previa del expediente resulta innecesaria en los
.casos de patentes; en las demás modalidades podria aportarsé poste-
riormente, 0 sustituirse mediante certificaciones.
Si Ia demanda deja de formularse en el plazo señalado debe enten-
derse solo .que el actor. desiste 1el juicio, pudiendo pres.entarla de
nuevo en otro proceso posterior.
VII: La litispendencia se inicia con la •presentación del escrito
preliminar. -
VIII.- Dado que el fallo alcanza solo a la declaración de nulidad
debe evitarse toda posible discordancia entre Ia causa de pedir y el
•
.tpetitum, no solicitando en éste sino Ia nulidad genérica del registro
impugnado, dejando reservada su especificación para los fundamentos
fácticos y juridicos de la demánda.
IL La reconvención no es hoy admisible en este proceso, pero
es aconsejable admitirla en el futuro, prescindiendo de la aportación
previa del expediente, que constituye hoy el principal obstáculo. para
admitirla; debiendo poder dirigirse contra todos los titulares del re-
.gistro impugnado, sean o no demandantes en el proceso.
X.. La proposición de prueba debe verificarse en los escritos de
demanda y contestación, pero debiera reservarse para después de
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cerrado l periodo •de alegaciones, por ser este el instante en que
puede determinarse su necesidad, y, n su caso, su extension.
La carga de la prueba debe distribuirse segin las reglas generales,
no obstanteel principio de falta de previo.exarnen en que se inspira
el regimen de concesiones.
- Los hechos notorios han de ser igualmente objeto de prueba.
Las certificaciones oficiales de hechos o dabs que no consten en
archivos pdblicos constituyen una prueba pseudodocumental, que
encubre la pericial procedente y deben reéhazarsè, cabiendo Unica-
mente admitirlos como .simples acreditamientos.
XI. El nombramiento de peritos deberia realizarse de oficio por
el Tribunal, y su dictamen versar sobfe las respectivas alegaciones
de las partes, sin sujeción a interrogatorio alguno.
En el caso de reconocimientos judiciales el Juez deberia ir asis-
tido de nn perito,'- corno méro anxiliar suyo, declarando incompatible
este cargocon el de perito en cualquier juicio de nulidad de registro..
XII. Si el actor no comparece ante la Audiencia, el procedimiento
debe, no obstante, seguir hasta sentencia.
El Magistrado Ponente debe designarse una vez liegados los autos
a la Atidiencia, hayan o no comparecido las partes.
XIII. El dictamen del Abogado del Estado, como representante
del Registro, carece de razón de ser en un proceso civil donde solo
se ventilan derechos no examinábles por la Adminis.tración, sin que
deba ser posible su intervenció.n en los litigios en qué la Administra-
ción u organismos paraestatales actitan corno parte.
• XIV. Las diligencias para mejor proveer, pueden ser acordadas
tanto pOr el Juzgado como por Ia Audiencia, sin que sea posible por
via de ellas solicitar una aclaración al informe del Abogado del Es-
tado, y debiera fijarse un plazo mdximo para su práctica.
XV. La intervención de Letrado deberia ser preceptiva, facultdn-
dose a los litigantes para conferir sti representación al mismo. En los
casos de venciuiiiento parcial las costas deben compensarse.
XVI. Las medidas cantelares previstas en el articulo 273 del E. no
son aplicables a lo juicios de nulidad; ni tampoco es deseable lo
sean en el futuro, porque impedirian Ia actual posibilidad de ejecutar
provisionalmente Ia sentencia aniilatoria recurrida en casación.
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